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No es el ámbito de la regulación legal de la utilización de los
productos biotecnológicos vegetales, OGMs de origen vegetal y 
variedades vegetales modificadas genéticamente el que interesa 
en esta presentación.
Sino los aspectos legales referidos al amplio concepto de 
propiedad intelectual en el ámbito de la biotecnología vegetal o 
en el más amplio concepto de la protección de la propiedad 
intelectual sobre la materia viva vegetal.
La propiedad intelectual en el área de la materia viva vegetal está
regulada por diversos sistemas jurídicos.
Nos interesan básicamente dos:
1.- DERECHO GENERAL DE PATENTES.
2.- SUI GENERIS DE DERECHOS DE OBTENTOR VEGETAL.
Ambos están regulados por Convenios Internacionales y Leyes 
nacionales distintos, tienen requisitos de concesión y efectos distintos; 
e incluso están gestionados por Oficinas nacionales e internacionales 
distintas.
Así, podemos decir que el sistema general de patentes está ligado 
generalmente a Oficinas nacionales pertenecientes a los Ministerios de 
Industria, Comercio o Economía; mientras que las Oficinas nacionales 
que gestionan los derechos de obtentor están ligadas a los Ministerios 
de Agricultura.
Ambos sistemas actúan, conviviendo, en jurisdicciones territoriales 
concretas fijadas por las leyes nacionales, supra-nacionales y 
Convenios Internacionales que los regulan. 
En definitiva, los regímenes de propiedad intelectual estan basados en 
un estricto principio de territorialidad nacional. 
De modo que derechos concedidos o decisiones judiciales llevados a 
efecto en un determinado Estado soberano, pueden no tener 
consecuencia jurídica en otros territorios nacionales. 
La conexión de estos factores jurídicos, administrativos y territoriales 
hace problemática la coexistencia entre ambos sistemas.
La materia viva vegetal desde el punto de vista de su protección jurídica 
puede dividirse en dos grandes categorías o bienes jurídicos; a saber: 
Variedades vegetales y otras. 
En la categoría de otras incluiremos: proteínas y enzimas vegetales, 
genes, fragmentos de genes, ADN, ARN, microorganismos, células 
transformadas, plantas, partes de plantas (por ejemplo, semillas, polen, 
frutos, flores), metabolitos secundarios, productos químicos, así como los 
procedimientos para la producción de los mismos. 
Es claro que en los países de nuestro entorno jurídico la protección de las 
variedades pertenecen al área del sistema sui generis de derechos de 
obtentor y la protección de las otras creaciones vegetales al sistema 
general de patentes. 
Esta neta distinción conceptual y jurídica no era fruto de una casualidad, 
sino de una meditada decisión de política legislativa por parte de la 
Comunidad Internacional discutida a lo largo de toda la primera mitad del 
siglo XX.
Por causas de origen político y por las propias dificultades técnicas que 
la materia viva vegetal y las variedades vegetales presentaban para su 
tratamiento en el derecho general de patentes, diseñado para las 
invenciones manufacturadas (en general para la materia inerte).
De hecho, nada impedía que las variedades vegetales hubieran tenido su 
ámbito de protección por patente en el seno del Convenio de París de 
1883 sobre protección de la propiedad industrial.
Las principales causas de origen político: el temor a crear un 
monopolio sobre los alimentos y el miedo a la reacción de los 
agricultores (importantes capas de votantes).
Las principales causas de origen técnico: la proverbial inadaptabilidad 
de las variedades vegetales a los requisitos generales del sistema 
general de patentes.
Los requisitos de patentabilidad en el sistema general de patentes son:
Novedad, Actividad inventiva, Aplicación industrial y Descripción 
(divulgación) suficiente.
Los requisitos de protección en el sistema sui generis de derechos de 
obtentor para las variedades vegetales, son: 
Distinción-Novedad, Uniformidad-homogeneidad y Estabilidad del 
material vegetal junto a una Denominación adecuada. 
Requisitos a todas luces radicalmente distintos. 
2. Gestación del sistema sui generis de derechos de obtentor de variedades 
vegetales.
Balbuceos en Europa, desde finales del siglo XIX, para buscar una 
solución adecuada a la protección de las variedades vegetales.
Promulgación en Estados Unidos de la Plan Patent Act (PPA) de 1930, 
primer cuerpo jurídico en el mundo realmente especializado en la 
protección de las variedades vegetales (aunque sólo fuesen las de las 
especies de multiplicación vegetativa). 
Se llegó finalmente a la constitución de la Unión Internacional para la 
Protección de las Obtenciones Vegetales (UPOV) (Convenio o Acta UPOV 
1961). Creación de dicha Unión Internacional especializada y autónoma en 
el seno de las Oficinas Internacionales Reunidas de Propiedad Industrial 
(BIRPI) precedente histórico de la actual Organización Mundial de la 
Propiedad Industrial (OMPI). 
Consagrándose el sistema sui generis que se caracteriza por los 
requisitos citados de distinción-novedad, homogeneidad y estabilidad 
y las limitaciones por interés público denominadas privilegios o 
exenciones del agricultor y del obtentor.
Ambos privilegios son completamente expúreos al sistema general de 
patentes y el privilegio del obtentor forma el núcleo esencial de la
interralación entre ambos sistemas jurídicos (patentes y derechos de 
obtentor) y su persistencia es el problema esencial. 
Ambos privilegios, exenciones o limitaciones del derecho de obtentor 
vienen a señalar las poco conocidas libertad general del obtentor para 
utilizar una variedad protegida por otros titulares como fuente inicial de 
variabilidad para la creación de nuevas variedades de los artículos 5.3. 
de las Actas UPOV 1961 y 1978 y artículo 15.1.iii) del Acta UPOV 1991 
(privilegio del obtentor) y la libertad del agricultor, en ciertas especies, 
circunstancias y condiciones, para reutilizar en su propia explotación 
material de reproducción de una variedad protegida del artículo 15.2. 
del Acta UPOV 1991 (privilegio del agricultor).
Pero además de las razones de política legislativa que hicieron a la 
Comunidad Internacional dotarse de un sistema sui generis para la 
protección de las variedades vegetales; otras razones de carácter 
técnico-jurídico partían de un hecho tan simple como el de la capacidad 
de las plantas para reproducirse.
Ese fenómeno natural presentó al derecho de propiedad intelectual 
problemas muy especiales e insalvables.
El obstáculo esencial, pero no único, sería que las nuevas variedades se 
creaban mediante un procedimiento no reproductible, lo que no permitía 
cumplir uno de los requisitos esenciales de la patentabilidad: la 
descripción (divulgación) suficiente (por ejemplo, artículo 83 del 
Convenio de la Patente Europea): "la invención debe exponerse en la 
solicitud de patente de forma suficientemente clara y completa 
para que pueda realizarla una persona del oficio“.
O lo que es lo mismo, el método de mejora clásica se vuelve superfluo 
una vez finalizado el trabajo de obtención de una nueva variedad.
Como hemos indicado, en los Estados Unidos funcionaba la Plant Patent 
Act de 1930 (PPA) que, aunque lleve el nombre de patente, otorgaba una 
forma sui generis de protección para variedades de reproducción 
asexuada; en virtud de ella, la Oficina de Patentes y Marcas Comerciales 
(USPTO) concede patentes de un tipo especial (patentes de plantas).
En 1970, se completó dicha Ley mediante la Plant Variety Protection Act
(PVPA), que prevé la concesión de certificados de protección para las 
variedades de reproducción sexuada. 
Ambas leyes, PPA de 1930 y PVPA de 1970, pertenecen al ámbito de la 
protección jurídica sui generis de derechos de obtentor; es decir, al 
ámbito UPOV. 
Había un buen equilibrio general: en Europa funcionaba la UPOV (aunque 
tuviese vocación universal) y en Estados Unidos el sistema sui generis
formado por ambas leyes. 
El sistema general de patentes no se entrometía en el área de 
las variedades vegetales y viceversa. 
3. La ruptura del equilibrio entre sistemas.
Pero la Sentencia del Tribunal Supremo norteamericano estableciendo que 
la materia viva era objeto patentable (caso Diamond vs. Chakrabarty,1980);
dió lugar al caso in Ex parte Hibberd (variedad de maíz con un nivel 
superior al normal de triptófano), 1985).
A partir de este caso la USPTO extendió la protección bajo el sistema 
general de patentes de utilidad (35 USC 101 y siguientes) a variedades, 
tanto de reproducción sexuada como de multiplicación vegetativa, y partes 
de plantas (incluyendo semillas y cultivo de tejidos). 
Naciendo así la gran flexibilidad norteamericana frente a la llamada 
inflexibilidad europea en el área de la propiedad intelectual de la materia 
viva vegetal.
El desarrollo de la biotecnología en la innovación vegetal aceleró el 
problema de la interrelación entre los dos sistemas jurídicos a partir de 
mediados de los años ochenta. 
Parecía claro que la biotecnología vegetal había sobrepasado los límites 
de la mejora genética clásica, conduciendo a la confusión sobre la 
interpretación de qué sistemas jurídicos podrían proporcionar una 
adecuada protección. 
Esas nuevas técnicas eran desarrolladas por multinacionales (holdings
agroquímicos y farmacéuticos) lo que significó que fuera el sistema 
general de patentes, con el que estaban más familiarizadas, el preferido 
frente a los derechos sui generis de obtentor, sobre los que llegaron a 
pensar que era una forma más débil de protección. 
En definitiva, la posibilidad de la patentabilidad de los genes 
vegetales, está creando problemas jurídicos potenciales y 
prácticos crecientes en Europa. 
Las adopciones del acuerdo ADPIC (TRIPs agreements) en 1993 en el 
seno del GATT y de las sucesivas modificaciones del Convenio UPOV, en 
1978 y en 1991, son algunas manifestaciones del choque entre ambos 
sistemas jurídicos de protección de la propiedad intelectual.
En el caso de la Unión Europea, el largo iter legis de la Directiva 98/44/CE 
de 6 de julio de 1998 relativa a la protección jurídica de las invenciones 
biotecnológicas, sin precedentes en la práctica legislativa comunitaria 
(1988-1998), es otra muestra de dicha conflictividad.
La actitud restrictiva europea frente a la patentabilidad en el campo de la 
biología, en comparación con Estados Unidos o Japón, se había 
mantenido históricamente en el Convenio de Estrasburgo de 1963 y de allí
pasó al Convenio de Munich de 5 de octubre de 1973 sobre la Patente 
Europea (CPE), cuyo importantísimo artículo 53.b) excluye de la 
patentabilidad genéricamente a las variedades vegetales o razas 
animales, así como a los procedimientos esencialmente biológicos para la 
obtención de vegetales y animales:
Artículo 53 (CPE).- "Las patentes europeas no 
se concederán para: [...]  
b) Las variedades vegetales o las razas 
animales así como los procedimientos 
esencialmente biológicos de obtención de 
vegetales o animales; esta disposición no se 
aplicará a los procedimientos microbiológicos 
y a los productos obtenidos por esos 
procedimientos". 
Esta disposición llegó hasta la legislación española de patentes.
En efecto, nuestra LP (Ley 11/1986 de 20 de marzo de Patentes) señalaba
en su artículo 5.1.b): "5.1. No podrán ser objeto de patente: b) "...las 
variedades vegetales”.
4. Modificaciones en ambos sistemas.
UPOV debía realizar modificaciones en su Convenio, como había hecho 
reaccionando a la coyuntura internacional en las modificaciones del Acta UPOV 
1961 inicial, en 1972 y en 1978 (en ambas ocasiones para facilitar la ampliación del 
número de Estados miembros y sobre todo para captar la adhesión de Estados 
Unidos y Canadá).
Dichas modificaciones se plasmaron en el Acta UPOV de 1991. Este Acta UPOV 
introdujo la posibilidad de adherirse a la Unión, como Partes Contratantes, no sólo 
a Estados miembros sino a Organizaciones supra- nacionales. 
Naciendo así la nueva protección comunitaria bajo el ámbito de la OCVV (Oficina 
Comunitaria de Variedades Vegetales), creada por el Reglamento (CE) 2100/1994 
relativo a la protección comunitaria de las obtenciones vegetales. Reglamento que 
sigue los principios del Acta UPOV 1991.
En el sistema sui generis (contexto internacional):
En el sistema sui generis (contexto nacional):
La legislación española sobre protección de las variedades vegetales regulada 
por la citada Ley 12/1975 (LOV), anclada en los principios del Acta UPOV 
1961/1972 fué sustituida por la nueva LOV: Ley 3/2000 de 7 de enero que entró en 
vigor el 10 de abril de 2000. 
ESTADOS SOBERANOS MIEMBROS UPOV A 15-1-2003.TOTAL: 52.
SITUACION ACTUAL DE PAISES LATINOAMERICANOS
Estado Fecha adhesión a UPOV ACTA UPOV que Ratificó Fecha de Ratificación
Argentina Diciembre, 1994 1978 25, Dic., 1994
Bolivia Mayo, 1999 1978 21, May., 1999
Brasil Mayo, 1999 1978 23, May., 1999
Chile Enero, 1996 1978 5, Ene., 1996
Colombia Septiemb., 1996 1978 13, Sept., 1996
Cuba INICIADO CONTACTO - -
Ecuador Agosto, 1997 1978 8, Ago., 1997
Estados Unidos Noviemb., 1981 1991 22, Feb., 1999
España Mayo, 1980 1961 18, May., 1980
Honduras INICIADO  PROCESO - -
México Agosto, 1997 1978 9, Ago., 1997
Nicaragua Septiemb., 2001 1978 6, Sep., 2001
Panama Mayo, 1999 1978 23, Mayo, 1999
Paraguay Febrero, 1997 1978 8, Febrero, 1997
Portugal Octubre, 1995 1978 14, Octub., 1995
Uruguay Noviemb., 1994 1978 13, Nov., 1995
Obsérvese por tanto la existencia de 3 Tratados Internacionales o Actas 
UPOV sucesivos:
ACTA UPOV 1961 (sólo Bélgica y España permanecen)
ACTA UPOV 1978 (todos los países latinoamericanos miembros UPOV,
Canada, China, Francia, Italia,  y otros)
ACTA UPOV 1991 (Estados Unidos, paises anglosajones, paises 
europeos, Unión Europea, España de hecho y otros).
La motivación principal que llevó a la revisión y modificación del Convenio 
UPOV inicial 1961, para llegar al Acta UPOV 1978, fue agregar a la Unión 
otros sistemas nacionales de protección de obtenciones vegetal, en 
especial el de Estados Unidos y Canadá.
En el Acta UPOV 1978, el contenido, objeto y alcance del derecho de 
obtentor, quedaba inalterable respecto al Acta UPOV 1961.
Para la doctrina mayoritaria, algunas razones para la revisión del Convenio 
en 1991 fueron: 
A) Considerar la supresión de la interdicción de la doble protección del 
artículo 2 (1) segunda frase de las Actas UPOV 1961/1978); 
B) Extensión de la protección para cubrir cualquier producto de la 
variedad; 
C)   Introducción de un sistema de dependencia varietal; 
D)   Explicitar y limitar el privilegio del agricultor; 
E)   Aplicación del Convenio a especies también de interés botánico; 
F)   Propuesta de regulación supra-nacional a nivel de Comunidades 
Europeas y otras (Acuerdo de Cartagena);
En el sistema general de patentes (contexto internacional y nacional):
Promulgación de la citada Directiva 98/44/CE sobre la protección jurídica de 
las invenciones biotecnológicas que debería haber sido necesariamente 
incorporada al Derecho español, mediante enmienda de la LP (Ley 11/1986) 
antes del 31 de Julio de 2000,.
Modificación del CPE mediante la inclusión de un nuevo Capítulo VI 
(invenciones biotecnológicas), el 1 de septiembre de 1999, en el Reglamento 
de dicho Convenio, que contiene las nuevas reglas 23b, 23c, 23d y 23e para 
asegurar que la interpretación del mismo deberá hacerse a la luz de las 
disposiciones contenidas en dicha Directiva 98/44/CE. 
Ello ha sido motivo de alarma porque puede suponer un bloqueo de la 
actividad libre de obtención de nuevas variedades, ya que podría afectar al 
núcleo esencial del sistema de protección de variedades vegetales: el llamado 
privilegio o exención del obtentor. 
BREVE DESCANSO POR FAVOR
LEY 10/2002, de 29 de abril, por la que se modifica la Ley 11/1986, de 20 
de marzo, de Patentes, para la incorporación al derecho español de la 
Directiva 98/44/CE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 6 de julio, 
relativa a la protección jurídica de las invenciones biotecnológicas.
(BOE 30 de abril de 2002, núm. 103).
Las invenciones biotecnológicas, a pesar de referirse a organismos 
vivos, son patentables. 
Las invenciones que reúnan los requisitos de patentabilidad (novedad, 
actividad inventiva y aplicación industrial) son patentables aun cuando 
tengan por objeto un producto que esté compuesto o que contenga 
materia biológica, o un procedimiento mediante el cual se produzca, 
transforme o utilice materia biológica. 
Su exposición de motivos:
En sentido contrario, se establece la línea divisoria general entre lo que 
se puede y lo que no se puede patentar en el reino de la materia viviente 
y se prevé la posibilidad de denegar la patentabilidad de invenciones por 
motivos éticos o de orden público. 
La prohibición de patentar variedades vegetales y razas animales se 
mantiene. No obstante, no alcanzará a la prohibición de patentar
invenciones que tengan por objeto vegetales o animales, que serán 
patentables siempre que la viabilidad técnica de la invención no se limite 
a una variedad vegetal, definida en la Ley 3/2000 de Protección de las 
Obtenciones Vegetales, o a una raza animal determinada.
Quedan también excluidos de la patentabilidad los procedimientos
esencialmente biológicos de obtención de vegetales o de animales que 
consistan íntegramente en fenómenos naturales como el cruce o la
selección. 
El alcance de la protección de la patente llega a la materia biológica que 
contiene información genética autorreproducible o reproducible en un 
sistema biológico.
Para que la protección sea real debe comprender el material obtenido por 
reproducción biológica a partir del patentado, así como los productos en 
los que se contenga y ejerza su función la información genética.
Este régimen general tiene una excepción en los derechos del agricultor. 
Se integra un nuevo supuesto de licencias obligatorias por dependencia 
entre titulares de patentes de invenciones biotecnológicas y titulares de 
derechos de obtención vegetal. 
En definitiva, la patentabilidad de los genes vegetales y su inserción en 
variedades vegetales, cuyos ámbitos de propiedad intelectual son 
distintos, creará problemas jurídicos y prácticos crecientes en Europa. 
Obsérvese que el tema principal de debate, en el fondo, es la colisión 
de dos sistemas de protección jurídica de la materia viva vegetal:
Derechos de obtentor que se construyen a partir de la exención del 
obtentor y
Sistema general de patentes para el que dicha exención es espúrea
Que, antes de la revolución biotecnológica, coexistían pacíficamente. 
Los cambios han seguido de modo vertiginoso en los tiempos actuales. 
5. Avances sobre la interrelación analizada.
El cuadro general a nivel europeo quedó completado con la publicación 
en 1998 de la decisión T 1054/96 Transgenic plant/Novartis, y, sobre todo, 
de la decisión de la Gran Cámara de la OEP (G 0001/98 de 20 de diciembre 
de 1999) sobre dicho caso. 
La citada decisión T 1054/96 Transgenic plant/Novartis, parecía favorable a la 
postura de la industria biotecnológica y, por lo tanto, ponía en duda en el 
territorio europeo, la validez del privilegio del obtentor vegetal.
En efecto, a partir de esta decisión T 1054/96 del órgano técnico de la OEP queda 
sin lugar a dudas admitida la patentabilidad de la materia viva vegetal en Europa 
(aunque no la de las variedades vegetales y la de los procedimientos 
esencialmente biológicos para obtenerlas). 
En la decisión G0001/98, la Gran Cámara de la OEP estableció:
a) una solicitud de patente en la que no sean reivindicadas variedades específicas 
no estaría excluída de la patentabilidad bajo el artículo 53.b) del CPE, incluso si 
dichas reivindicaciones alcanzan a un conjunto de variedades; 
b) la excepción a la patentabilidad de la primera frase del artículo 53.b) del CPE, se 
aplicará a las variedades vegetales con independencia del camino seguido para 
obtenerlas (es decir, por vías tradicionales o aproximaciones biotecnológicas o 
combinación de ambas). 
Por consiguiente, las variedades con genes introducidos por tecnología
recombinante están excluidas de la patentabilidad. 
Esta decisión, emitida el 20 de diciembre de 1999, supuso un paso gigantesco para 
la clarificación del problema de la interrelación entre ambos sistemas en Europa. 
Pero no cerró la incertidumbre de fondo respecto al núcleo fundamental del sistema 
sui generis, el ya citado insistentemente privilegio o exención del obtentor en el 
caso de variedades vegetales transgénicas.
Recapitulamos: la protección jurídica de las variedades vegetales 
corresponde a los sistemas suis generis de derechos de obtentor y la del 
resto de la materia viva vegetal al sistema general de patentes.
Así, en el ámbito de los sistemas sui generis de derechos de obtentor 
debemos situar:
-Actas UPOV 1961, 1972, 1978 y 1991.
-Leyes nacionales de protección de obtenciones vegetales de las Partes 
contratantes UPOV (incluídas las PPA de 1930 y PVPA de 1970 USA). 
-Reglamento (CE) 2100/94 relativo a la protección comunitaria de las 
obtenciones vegetales.
-Leyes nacionales de protección de obtenciones vegetales de los Estados 
firmantes del acuerdo ADPIC que no sean Partes contratantes UPOV (ya 
que en la práctica la mayoría ha optado por un sistema basado en el Acta 
UPOV 1978). (en el caso español la hasta hace poco vigente LOV (Ley 
12/1975) junto a su Reglamento General (Decreto de 10 junio 1977) y la 
nueva LOV (Ley 3/2000). 
En el ámbito del sistema general de patentes para la protección 
jurídica de materia viva vegetal que no sean variedades vegetales 
acabadas debemos situar:
-Leyes nacionales de patentes (incluido el código de patentes 
norteamericano (35 USC 101 y ss.) (en el caso español la LP (Ley 
11/1986) modificada mediante la Ley 10/2002 para incorporar al 
Derecho español la Directiva 98/44/CE y su Reglamento de Ejecución 
de 10 de octubre).
-CPE.
-Directiva 98/44/CE sobre protección jurídica de las invenciones 
biotecnológicas.
Recuérdese que aún no existe una legislación sobre patente 
comunitaria.
Estado Ley sistema general patentes Ley sui generis variedades
Argentina Ley de Patentes de Invención y Modelos de 
Utilidad (Ley 24.481 modificada por la Ley 
24.572 T.O. 1996 - B.O. 22/3/96 )
Ley de semillas y creaciones 
fitogenéticas nº 20247/73 de 30 de marzo 
de 1973 y Decreto nº 2183/91 
reglamentario de dicha ley,
Bolivia
Colombia
Ecuador
Perú
Venezuela
Decisión 344: Régimen Común sobre Propiedad 
Industrial.
Decisión 486: Régimen Común sobre Propiedad 
Industrial.
(armonización paises Acuerdo Cartagena)
Decisión 345: Régimen Común de 
Protección a los Derechos de los 
Obtentores de Variedades Vegetales
(armonización Acuerdo Cartagena)
Brasil Lei da Propriedade Industrial - Lei No 9.279/96 Lei de Cultivares  Nº 9.456/97
Chile Ley de Propiedad Industrial - Ley No. 19.039 y 
Reglamento de la Ley nº 19.039
Ley nº 19.342 Regula Derechos de 
Obtentores de Nuevas Variedades 
Vegetales (publicada el 3 de enero de 
1994)
Honduras Ley de Propiedad Industrial - Decreto 142-93, 
publicado en las Gacetas 27,231 y 27,232 del 
23/24 de diciembre de 1993
-
México Ley de la Propiedad Industrial (D.O.F. 2/8/94) y 
Reglamento de la Ley de la Propiedad Industrial 
(D.O.F. 23/11/94)
Ley Federal de Variedades Vegetales 
(D.O.F. 25/10/96)
Nicaragua Ley de Patente de Invención, 14 de octubre de 
1899 (modificada 1925, 1955, 1968)
-
6. Algunas manifestaciones del problema de la interrelación en el 
caso de las variedades vegetales. 
*La incertidumbre técnico-jurídica del propio concepto-definición de 
variedad vegetal.
*El levantamiento de la interdicción de la doble protección de las 
variedades vegetales.
*El diferente ámbito de protección entre variedades vegetales 
protegidas y patentadas.
*La indeterminación del concepto de material (vivo vegetal) 
subyacente en la Directiva 98/44/CE.
El concepto y naturaleza de ese extraño bien llamado variedad vegetal, 
bastante claros para el mundo de la agronomía, nunca fué pacífico para la 
doctrina jurídica.
El concepto-naturaleza de variedad vegetal permanecía y permanece 
discutido como cosa jurídica inmaterial, material o mixta. 
Para aclararlo, no ayudaba la definición de variedad vegetal en las Actas 
UPOV 1961 y 1978; ya que más que una definición era una enumeración de 
las distintas categorías de grupos de plantas representativos de 
variedades. 
Concepto-definición-naturaleza de variedad vegetal. 
Por lo tanto, se ha considerado un gran avance, aunque incompleto, que 
el artículo 1.vi) del Acta UPOV 1991 ya contuviese una definición de 
variedad vegetal que, 
posteriormente, se incorporó al derecho comunitario sui generis
mediante el Reglamento 2100/94 (artículo 5) 
y al propio derecho comunitario de patentes mediante la Directiva 
98/44/CE (artículo 2.3.) que, no se olvide, está siendo internalizada en las 
leyes nacionales de patentes de los quince Estados de la UE y, 
además, al derecho europeo de patentes encarnado por el CPE; 
precisamente, la regla 23.b)4) reproduce con exactitud la definición de 
variedad vegetal del Acta UPOV 1991. 
Dicha definición (artículo 1.vi) Acta UPOV 1991) entiende por variedad: 
"un conjunto de plantas de un sólo taxón botánico del rango mas bajo 
conocido que 
con independencia de si responde o no plenamente a las condiciones para la 
concesión de un derecho de obtentor, pueda:
definirse por la expresión de los caracteres resultantes de un cierto genotipo 
o de una cierta combinación de genotipos, 
distinguirse de cualquier otro conjunto de plantas por la expresión  de uno 
de dichos caractéres por lo menos, y 
considerarse como una unidad, habida cuenta de su aptitud a propagarse 
sin alteración".
Obsérvese la clara intencionalidad externo-fenotípica de la definición 
UPOV-Reglamento comunitario. 
Ello ha planteado las reticencias de juristas próximos a los intereses 
de la bioindustria que querrían más contenido interno-genotípico. 
Como consecuencia directa de esta discusión estaría la dificultad en el 
corto plazo, por ejemplo, de la utilización masiva a modo de normas 
administrativas de los marcadores moleculares (quizás microsatélites) 
como prueba principal de la condición sui generis de distinción, como 
requisito previo de concesión de la protección; 
aunque no cabe duda de que esas técnicas bioquímicas llegarán a ser el 
principal método de prueba (medición de la distancia genética) de la 
derivación esencial, que pertenece al propio ámbito interno de la 
protección. 
El levantamiento de la interdicción de la doble protección.
La eliminación de la prohibición de otorgar un título sui generis o una 
patente para variedades de una misma especie vegetal en un mismo
territorio, era instaurada en el Convenio UPOV 1991. 
Dicha prohibición era de obligado cumplimiento en las Actas UPOV 1961 
y 1978. 
Ese levantamiento de la interdicción, aunque tenga sólo carácter 
opcional, ha sido considerado por una parte minoritaria de la doctrina, a 
la que nos sumamos, como una debilidad del Acta UPOV 1991, fuente de 
futuros malos entendidos, 
y sobre todo una antinomia frente a la exención o privilegio del obtentor 
que, no se olvide, sigue siendo el pilar básico del sistema sui generis.
y no debe olvidarse el obstáculo adicional en Europa del citado artículo 
53.b) del CPE. 
En otras palabras, la ausencia de interdicción de doble protección 
permitiría literalmente a una Parte Contratante (Estado soberano u 
Organización intergubernamental) 
otorgar en su territorio una patente a una variedad de una determinada 
especie vegetal, 
con lo cuál se vería liberado su titular del privilegio del obtentor de 
terceras personas, que no podrían utilizar dicha variedad patentada como 
fuente inicial de variabilidad en sus programas de mejora genética 
y, al mismo tiempo, otorgar un título sui generis a otra variedad de esa 
misma especie, 
con lo cuál su titular se vería limitado por el privilegio del obtentor de la 
anterior variedad patentada cuyo titular, paradójicamente, si podría 
utilizar esta segunda libremente como fuente inicial de futuras variedades 
de su programa.
Ese problema, por supuesto teórico, nos llevaría a otro más general:
El diferente ámbito de protección entre variedades vegetales.
El diferente ámbito de protección entre variedades protegidas por 
sistema sui generis y mediante el sistema general de patentes en un 
mismo territorio soberano o incluso en distintos. 
Fenómeno teórico en los años ochenta, se hace real y posible en la 
actualidad con el desarrollo de la ingeniería genética en la obtención de 
variedades vegetales acabadas y la consecuente presión para obtener la 
patentabilidad de las variedades transgénicas por incorporar en su 
genoma un posible gen patentado (o varios). 
La cuestión a responder sería: ¿en base a qué principio jurídico, objetos 
similares; a saber, variedades de una misma especie vegetal, tendrían un 
ámbito de protección distinto?.
Con los parámetros actuales, podemos señalar:
Una variedad protegida por cualquier legislación soberana basada en el 
sistema sui generis UPOV , se encontrará:
*Limitada por las restricciones de interés público: privilegios del obtentor (en 
todos los casos) y del agricultor (en algunos casos y condiciones).
*Necesariamente exámenes de campo previos (tests DHE). 
*No tendría derecho a formular varias reivindicaciones. 
Una variedad patentada de la misma especie vegetal: (por lo tanto, directa 
competidora de la anterior), se encontrará:
*No sujeta a esas limitaciones de interés público.
*No tendría que pasar los preceptivos exámenes previos (tests DHE).
*Disfrutaría de diversas reivindicaciones que podrían ampliar y reforzar el 
derecho de su titular. 
No obstante, afortunadamente en nuestra opinión, el artículo 92 del 
Reglamento 2100/94 es contundentemente claro prohibiendo la doble 
protección, 
lo que unido al contenido vigente del varias veces citado artículo 53.b) del 
CPE,
junto a la decisión G 0001/98 de 20 de diciembre de 1999 de la Gran 
Cámara de la OEP,
nos hace afirmar de modo igualmente contundente la no patentabilidad de 
las variedades vegetales en el territorio de la Unión Europea y el 
seguimiento absolutamente necesario del sistema sui generis instaurado 
en el Convenio UPOV. 
A pesar de lo indicado, sigue siendo un elemento permanente de 
incertidumbre y debate en la confrontación mejora genética clásica 
versus biotecnología. 
La indeterminación del concepto de material (vivo vegetal) en la Directiva 
98/44/CE.
Esa indeterminación, en nuestra opinión, en la Directiva 98/44/CE que, no 
se olvide, es la otra cara de la moneda de la protección de la materia viva 
vegetal en la UE, mantiene una incertidumbre de fondo.
Ya que su artículo 9 señala: “La protección conferida por una patente a 
un producto que contenga información genética o que consista en 
información genética se extenderá,... a toda materia a la que se incorpore 
el producto y en la que se contenga y ejerza su función la información 
genética.”
TEXTO YA INCORPORADO AL ARTICULO 50.4 DE LA LP ESPAÑOLA
Y, en nuestra opinión, la materia a la que se incorpore el producto que 
contenga información genética, del artículo 9 de la Directiva, en el caso 
de materiales vegetales de interés económico, todo lo más entraría en la 
categoría de variedad esencialmente derivada. 
De modo que la transposición de la Directiva sobre protección jurídica 
de las invenciones biotecnológicas en las leyes nacionales de patentes 
de los Estados miembros de la Unión Europea, va a ser con seguridad 
una fuente inagotable de conflictos ante los órganos jurisdiccionales 
correspondientes.
Debemos esperar que dicha conflictividad potencial pueda ser 
atemperada por mecanismos nuevos tales como las licencias 
"recíprocas" (obligatorias por dependencia). 
BREVE DESCANSO POR FAVOR
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7. Algunas ideas sobre la nueva LOV española y la LP modificada 
por la incorporación de la Directiva 98/44/CE.
La nueva legislación especial española: Ley 3/2000 de régimen jurídico de 
la protección de las obtenciones vegetales (LOV 3/2000), recoge en su 
Exposición de Motivos dos nuevos e importantísimos aspectos:
* La ocasión para incorporar al ordenamiento jurídico interno el artículo 12 
de la Directiva 98/44/CE en lo referente a la concesión de licencias 
obligatorias por dependencia.
* La aplicación de la Ley 15/1994 de régimen jurídico de la utilización de 
organismos modificados, en el caso de variedades que contengan o estén 
constituidas por OGMs (variedades vegetales transgénicas), a fin de 
prevenir los riesgos para la salud humana y para el medio ambiente, en lo 
que se refiere a la realización del examen técnico. 
Ambas ideas son pioneras dentro del derecho comparado europeo sobre 
protección de las variedades vegetales
7.1. Finalidad y ámbito de la nueva LOV española.
Son dispuestos en los artículos 1 (objeto de la Ley) y 4 (ámbito de 
aplicación); el artículo 1.1 señala que: "La presente Ley tiene por objeto 
establecer el régimen jurídico de la protección de las obtenciones 
vegetales".
El ámbito de aplicación, recogido en el artículo 4, se extiende a: 
"La presente Ley será de aplicación a todos los géneros y especies 
vegetales, incluidos los híbridos de géneros o de especies",
en correspondencia con lo dispuesto en el artículo 3.1.i) del Acta UPOV 
1991 y en el artículo 5.1 del Reglamento (CE) 2100/94. 
Este importantísimo principio general de la extensión de la protección a 
todos los géneros y especies vegetales en nuestra nueva LOV es de 
carácter absoluto y sin matizaciones legales. 
Por otra parte, la Disposición final primera de la Ley 3/2000, en 
consecuencia con el contenido lacónico y eficaz del artículo 4, establece 
las siguientes e importantes modificaciones en la LP (Ley 11/1986, de 20 
de marzo, de Patentes):
1. "Se modifica el párrafo b), apartado 1, artículo 5, de la Ley 11/1986, de 
20 de marzo, de Patentes quedando su texto redactado de la siguiente 
forma: "b) Las variedades vegetales y las razas animales".
2. "Se modifica el apartado 3 del artículo 143 de la Ley 11/1986, de 20 de 
marzo, de Patentes quedando redactado en los siguientes términos": 
"3. No podrán ser protegidas como modelos de utilidad las invenciones de 
procedimiento y las variedades vegetales".
Estas modificaciones parecían suponer en nuestro sistema jurídico 
nacional una clara opción del legislador por el mantenimiento del principio 
de interdicción de la doble protección, que había sido levantado de modo 
optativo en el Acta UPOV 1991.
Sin embargo, en conformidad con el contenido de la LEY 10/2002, de 29 de 
abril, por la que se modifica la LP 11/1986, de Patentes, para la 
incorporación al derecho español de la directiva 98/44/CE, finalmente, su 
artículo 5 queda redactado así: 
Artículo. 5 ”No podrán ser objeto de patente:                                        
1. Las invenciones cuya explotación comercial sea contraria al orden público o a 
las buenas costumbres...En particular, no se considerarán patentables en virtud de 
lo dispuesto en el párrafo anterior: ... clonacion humana... modificación identidad 
genética germinal del ser humano... uso embriones humanos... modificación 
genética de animales que signifiquen sufrimiento....
2. Las variedades vegetales y las razas animales. Serán, sin embargo, patentables 
las invenciones que tengan por objeto vegetales o animales si la viabilidad técnica 
de la invención no se limita a una variedad vegetal o a una raza animal 
determinada.
3. Los procedimientos esencialmente biológicos de obtención de vegetales o de 
animales. A estos efectos se considerarán esencialmente biológicos aquellos 
procedimientos que consistan íntegramente en fenómenos naturales como el cruce 
o la selección...... 4. El cuerpo humano...... ”
Este nuevo apartado 5.2. (segunda frase) de la LP, ha sido 
interpretado por el insigne mejorador vegetal J. Ramón Lacadena 
como una apertura a las patentes de técnicas que puedan usarse en 
mejora genética vegetal para la obtención de cultivos transgénicos, 
como por ejemplo la tecnología “terminator” que al producir la 
esterilidad de la descendencia obligaba al agricultor a comprar la 
semilla comercial cada año. 
El nuevo apartado 3 de la LP hace clara referencia a los métodos 
convencionales de mejora genética vegetal (mejora genética 
tradicional).
7.2. Condiciones para la concesión del derecho de obtentor.
En la nueva LOV española vienen recogidas en el mismo orden numeral del 
articulado del Acta UPOV 1991; a saber: 
condiciones de la variedad (artículo 5), 
novedad (artículo 6), 
distinción (artículo 7), 
homogeneidad (artículo 8), 
estabilidad (artículo 9). 
Es de resaltar la excepción de entrega a terceros (artículo 6.3) para cumplir con 
obligaciones jurídicas relacionadas con la bioseguridad; podemos reiterar que se trata 
de una importante novedad, no contenida ni en el Acta UPOV ni en el Reglamento (CE) 
2100/94, relacionada, principalmente con la utilización de material vegetal modificado 
genéticamente (variedades transgénicas). 
Artículo 6.3. No se perderá tampoco la condición de novedad por el solo 
hecho de la inscripción en un Registro Oficial de Variedades admitidas para 
la comercialización o en cumplimiento de otras obligaciones jurídicas 
relacionadas con la bioseguridad.
7.3. Contenido, alcance y limitaciones del derecho de obtentor 
(artículos 14 a 19 del Acta UPOV 1991).
La nueva LOV española sitúa en los artículos 12 a 18 las 
disposiciones relativas al alcance, excepciones, limitaciones, 
agotamiento y duración del derecho de obtentor. 
Para ello, el legislador ha utilizado la técnica de la trascripción 
literal, convenientemente adecuada, de las disposiciones contenidas 
en el Acta UPOV 1991, 
menos en el artículo 14 (excepción del agricultor) que, respetando  
los principios emanados del Acta, ha utilizado una trascripción 
prácticamente literal de la disposición contenida en el artículo 14 del 
Reglamento (CE) 2100/94. 
LOV: Artículo 12. Alcance del derecho de obtentor.
1. La protección de la variedad tiene como efectos conferir al beneficiario o a los 
beneficiarios del título de obtención vegetal el derecho exclusivo a llevar a cabo, 
respecto a la misma, las distintas actuaciones que figuran en el apartado 
siguiente.
2. Sin perjuicio de lo dispuesto en los artículos 14 y 15, se requerirá la autorización 
del obtentor para la ejecución de las actuaciones siguientes realizadas respecto 
al material de reproducción o de multiplicación de la variedad protegida: 
a) La producción o la reproducción (multiplicación).
b) El acondicionamiento a los fines de la reproducción o de la multiplicación.
c) La oferta en venta.
d) La venta o cualquier otra forma de comercialización.
e) La exportación.
f) La importación, o
g) La posesión para cualquiera de los fines mencionados en los apartados a) a f).
3. El obtentor podrá someter su autorización a condiciones y a limitaciones.
LOV: Artículo 15. Limitaciones al derecho del obtentor.
El derecho de obtentor no se extenderá a:
a) Los actos realizados en un marco privado con fines no comerciales.
b) Los actos realizados a título experimental.
c) Los actos realizados a los fines de la creación de nuevas variedades, 
así como a los actos mencionados en el apartado 2 del artículo 12 y los 
apartados 1 y 2 del artículo 13 realizados con tales variedades, a menos 
que las nuevas variedades sean: variedades esencialmente derivadas de 
la variedad protegida, o que no se distinguen claramente de la variedad 
protegida, o que sean variedades cuya producción necesite el empleo 
repetido de la variedad protegida.
Breve referencia al concepto de variedad esencialmente derivada
LOV: Artículo 13.4) Se considerará que una variedad es esencialmente 
derivada de otra variedad, denominada esta última variedad inicial, si: 
a) Se deriva principalmente de la variedad inicial, o de una variedad que a 
su vez deriva principalmente de la variedad inicial, conservando al 
mismo tiempo las expresiones de los caracteres esenciales que 
resulten del genotipo o de la combinación de genotipos de la variedad 
inicial.
b)    Se distingue claramente de la variedad inicial, y
c)    Salvo por lo que respecta a las diferencias resultantes de la derivación, 
es conforme a la variedad inicial en la expresión de los caracteres 
esenciales que resulten del genotipo o de la combinación de genotipos 
de la variedad inicial.
Uno de los principales nuevos conceptos introducidos en el Acta UPOV 
1991 fue el de variedades esencialmente derivadas. 
La razón de su introducción era el temor de los obtentores tradicionales 
ante el desarrollo de la biotecnología (en particular de la transformación 
genética). 
Se pretendía que si alguien utilizase una variedad protegida (inicial) como
material vegetal para insertar un gen de interés agrícola y comercializase el 
material resultante (variedad derivada), aquél infringiría el derecho 
exclusivo del titular de la variedad protegida inicial. 
Sin embargo, hay que concluir con claridad que una variedad 
esencialmente derivada de una variedad protegida y que cumple los 
criterios de protección (DHE) puede ser protegida: de modo que su 
principal efecto es que no puede explotarse comercialmente sin la 
autorización del obtentor de la variedad (inicial) protegida. 
Ello ha llevado a afirmar como única solución de conflictos la necesidad de 
acuerdos, en un marco privado (licencias), para repartir los beneficios 
comerciales procedentes de las variedades esencialmente derivadas.
El Acta UPOV 1991, en el artículo 14.5)c) expone algunos ejemplos 
de derivación esencial: 
“Las variedades esencialmente derivadas podrán obtenerse, por 
ejemplo, por selección de un mutante natural o inducido o de un 
variante somaclonal, selección de un individuo variante entre las 
plantas de la variedad inicial, retrocruzamiento o transformación 
por ingeniería genética.”.
Sin embargo, la puesta a punto de la noción de variedad 
esencialmente derivada presenta ciertamente dificultades, y el 
nuevo texto del artículo 14 (5) del Acta 1991 deja reinar la 
confusión entre la expresión de los caracteres (fenotipo) y el 
análisis del genoma (genotipo), fundamento de la dependencia. 
Para la puesta a punto de la noción, se hace necesario definir, especie por 
especie, los umbrales de dependencia en función de la similitud de los 
genotipos. 
La solución adoptada en el artículo 14 (5) del Acta 1991 no hubiese sido 
posible en el Acta 1978, y mucho menos en el Acta 1961, ya que en la 
mayor parte de los casos habría sido técnica y científicamente imposible 
demostrar que una variedad determinada es esencialmente derivada de 
otra inicial. 
Por ello, se ha afirmado con acierto que la biología molecular que creó el 
mayor problema de la derivación, también ha contribuido a proporcionar 
una posible solución. 
En definitiva, los marcadores moleculares (microsatélites) llegarán a ser 
ciertamente el método adecuado para la prueba de la derivación esencial. 
Por su parte, el artículo 14 de la L0V, recoge la excepción facultativa del 
artículo 15.2 del Acta UPOV 1991; para ello, dispone el privilegio del 
agricultor, siguiendo en gran parte la redacción contenida en el artículo 
14 del Reglamento (CE). Remitiendo la aplicación de esta excepción a la 
lista de especies vegetales recogida en el anexo 1 de la Ley. 
a) Especies forrajeras: 
Cicer arietinum L. (partim) - garbanzo.
Hedysarum coronarium L. - zulla.
Lathyrus sp. - almortas.
Lupinus albus L. - altramuz blanco.
Lupinus angustifolius L. - altramuz azul.
Lupinus luteus L. - altramuz amarillo.
Medicago sativa L. - alfalfa.
Onobrychis sativa (L.) Lamk. - esparceta o pipirigallo.
Pisum sativum L. (partim) - guisantes.
Trifolium alexandrinum L. - Bersin/trébol de 
Alejandría.
Trifolium resupinatum L. - trébol persa.
Trigonella foenum-graecum L. - alholva.
Vicia ssp. - vezas, habas, yeros y algarrobas.
b) Cereales: 
Avena sativa - avena común.
Hordeum vulgare L. - cebada común.
Oryza sativa L. - arroz.
Phalaris canariensis L. - alpiste.
Secale cereale L. - centeno.
X Triticosecale Wittm. - triticale.
Triticum aestivum L. emend. Fiori et Paol. - trigo blando.
Triticum durum Desf. - trigo duro.
Triticum spelta L. - escaña mayor.
c) Patatas: 
Solanum tuberosum - patata.
d) Especies oleaginosas y textiles: 
Brassica napus L. (partim) - colza.
Brassica rapa L. (partim) - nabina.
Linum usitatissimum - linaza, excluido el lino textil.
e) Especies hortícolas: 
Lens culinaris L. - lenteja.
Cicer arietinum L. (partim) - garbanzo.
Phaseolus ssp. - judías.
Pisum sativum L. (partim) - guisantes.
Finalmente, la LOV española en el artículo 18 (duración de la protección), 
en consecuencia con lo previsto en el artículo 19.1 del Reglamento (CE) 
2100/94, dispone, como ámbito temporal, en su apartado 1 primera frase 
que la duración de la protección será de 
25 años naturales y 
30 años para el caso de variedades de vid y arbóreas, 
a contar desde el año de concesión del Titulo de Obtención Vegetal.
7.5. Licencias de explotación.
El Convenio UPOV 1991, y en cualquiera de sus anteriores versiones, no 
entra a regular las licencias de explotación. 
Por su parte, el Reglamento (CE) 2100/94 es lacónico al regularlas, 
disponiendo en su artículo 27.1 que la protección comunitaria de una 
obtención vegetal podrá ser objeto total o parcialmente de licencias 
contractuales de explotación. Las licencias podrán ser exclusivas o no 
exclusivas. 
Regulando, por otra parte, con profusión las llamadas licencias 
obligatorias (artículo 29) cuando lo justifique el interés público. 
Con esos antecedentes, la nueva LOV española establece el régimen de 
licencias de explotación en nuestro sistema, artículo 23 (licencias 
contractuales), artículos 24 y 26 (licencias obligatorias y sus 
condiciones) y artículo 25 (licencias obligatorias por dependencia). 
7.6. Referencia a las llamadas licencias obligatorias por dependencia.
La nueva LOV española se convierte, por oportunidad cronológica, en 
pionera al introducir el muy importante y nuevo concepto pacificador 
de la controversia entre sistemas de propiedad intelectual en el área de 
la materia viva vegetal denominado licencias obligatorias por 
dependencia, contenido en el artículo 12 de la Directiva 98/44/CE. 
Las nuevas disposiciones contenidas en el artículo 25 de nuestra 
nueva LOV sobre licencias obligatorias por dependencia son un hito en 
el derecho de propiedad intelectual europeo. 
Posteriormente, dichas licencias obligatorias por dependencia eran 
introducidas en el artículo 89 de la LP modificada.
Contenido del artículo 12 de Directiva 98/44/CE incorporado al artículo 25 de la nueva
LOV española y al artículo 89 de la LP española modificada:
1. Si un obtentor no pudiere obtener o explotar un 
derecho de obtención vegetal sin vulnerar una 
patente anterior, podrá solicitar una licencia 
obligatoria para la explotación no exclusiva de la 
invención protegida por la patente, siempre que 
dicha licencia sea necesaria para la explotación de 
la variedad vegetal que deba protegerse, mediante el 
pago de un canon adecuado. Los Estados miembros 
dispondrán que, cuando se conceda una licencia de 
este tipo, el titular de la patente tenga derecho, en 
condiciones razonables, a una licencia por 
dependencia para utilizar la variedad protegida.
2. Si el titular de una patente de invención 
biotecnológica no pudiere explotarla sin infringir un 
derecho de obtención vegetal anterior sobre una 
variedad, podrá solicitar una licencia obligatoria 
para la explotación no exclusiva de la variedad 
vegetal protegida por ese derecho de obtención, 
mediante el pago de un canon adecuado. Los 
Estados miembros dispondrán que, cuando se 
conceda una licencia de este tipo, el titular del 
derecho de obtención vegetal tenga derecho, en 
condiciones razonables, a una licencia por 
dependencia para utilizar la invención protegida.
3. Los solicitantes de las licencias a que se refieren los apartados 1 y 2 deberán demostrar que: a) se han 
dirigido en vano al titular de la patente o del derecho de obtención vegetal para obtener una licencia 
contractual; b) la variedad o la invención constituye un avance técnico significativo de considerable 
importancia económica en relación con la invención reivindicada en la patente o con la variedad vegetal 
protegida.
Este sistema de licencias obligatorias por dependencia  (recíprocas) puede ser un 
buen instrumento de solución de conflictos de derivación esencial (en el caso de 
obtentores tradicionales que necesiten un gen patentado ajeno o de biotecnólogos 
que necesiten una variedad vegetal ajena protegida para poder insertar su gen 
patentado). 
Aunque el sistema podría ser demasiado excepcional, complejo y lento para ser 
operativo en el día a día de la interrelación entre derechos de obtentor (variedades 
vegetales en sentido estricto) y patentes (genes vegetales de interés agrícola) en el 
área de la materia viva vegetal.
No debe olvidarse que en las legislaciones de patentes no existe el privilegio del 
obtentor. El uso por parte de los obtentores de variedades de OGMs patentados 
requerirá la autorización del titular de la patente, para estos casos, lo habitual 
probablemente será acudir al sistema de licencias contractuales. 
Al caso contrario (cuando el titular de la patente desee usar una variedad protegida 
determinada para introducirle su modificación genética objeto de la patente) sí se 
aplicaría regularmente las licencias obligatorias por dependencia. 
En este caso, parece claro que no necesitará autorización previa para utilizar la 
variedad protegida (al asistirle el privilegio del obtentor), pero sí necesitará licencia 
contractual para explotar el resultado (probablemente una nueva variedad 
esencialmente derivada de la anterior). 
Referencias bibliográficas sobre el tema
Barton, J.  1998. Transgenic Plants. With an Appendix on Intellectual Properties and Commercialization of Transgenic 
Plants by John Barton. E. Galun and A. Breiman, eds. Imperial College Press, London. 
Byrne, N.J. 1986. Patents for plants, seed and tissue cultures. 17 IIC, núm. 3: 324-330.
Crespi, R.S.  1992. Patents and Plant Variety Rights: Is there an Interface Problem?. 23 IIC, núm. 2/1992: 168-184.
Crespi, R.S.  1998. European Union. En: Intellectual Property Rights in Agricultural Biotechnology. F.H. Erbish and K.M. 
Maredia, eds. Cab International, Wallingford, Oxon UK. 199-215.
Donnenwirth, J.  1993.  Principal innovations of the 1991 UPOV Convention. En: Focused plant improvement: towards 
responsible and sustainable agriculture. Proceedings: Vol. I. Tenth Australian Plant Breeding Conference, Gold Coast, 
18-23 april 1993. Australian Convention and Travel Services Pty. Ltd. Camberra: 286-291.
Elena-Roselló, J.M.  1998. Capítulo 3. Situación actual de la normativa legal en Europa y América. En: Los Derechos de 
Propiedad de las Obtenciones Vegetales. F.Nuez, G.Llacer y J.Cuartero, eds. Ministerio de Agricultura, Pesca y 
Alimentación. Instituto Nacional de Investigación y Tecnología Agraria y Alimentaria. Madrid-1998: 75-100.
Gómez-Segade, J.A. 1990. La falta de patentabilidad de los procedimientos esencialmente biológicos. Comentario a la 
Decisión de la Cámara de Recursos Técnica de la Oficina Europea de Patentes, de 10 de noviembre de 1988. Cuadernos 
de Jurisprudencia sobre Propiedad Industrial, 7: 7-16.
Gómez-Segade, J.A. 1992.  Patentes y Bioética en la encrucijada: del onco-ratón al genoma humano. Actas de Derecho 
Industrial, 14, 1991-92: 835-840.
Greengrass, B. 1991.  The interface between Plant Breeders' Rights an other forms of Intellectual Property Protection 
and the future. En: Seminar on the Nature of and Rationale for the Protection of Plant Varieties Under the UPOV 
Convention. UPOV, eds. Budapest september 1990. 67-76.
Guiard, J.  1996. La utilización de técnicas bioquímicas y de biología molecular en los exámenes DHE. En: Seminario 
Regional para los países andinos sobre la protección de las obtenciones vegetales. Quito, 24 a 26 julio, 1996. 
(Documento UPOV/QUI/96/13).
Heitz, A. 1987. The history of plant variety protection. En: The first twenty-five years of the International Convention 
for the Protection of New Varieties of Plants. December 2, 1961-December 2, 1986. UPOV, eds.: 53-96.
Kiewiet, B.  1997.  Régime de protection communautaire des obtentions végétales. Comptes Rendus de l'Academie 
d'Agriculture de France, 83 (2): 5-12.
Lacadena, J.R.  2001. Una lectura genética al Proyecto de Ley español sobre la Protección Jurídica de las 
Invenciones Biotecnológicas. Instituto de Empresa: Jornada La Patente Biotecnológica en la Reforma de la Ley 
11/1986. Madrid, 31 Mayo 2001. 24pp.
Lange, P.  1985. Naturaleza del derecho de obtentor (Ley sobre la protección de las variedades vegetales) y su 
demarcación respecto a las invenciones patentables. En: Simposio 18º sesión ordinaria del Consejo UPOV. Ginebra, 
17 de octubre de 1984. (UPOV/342(S) publicación): 29-41.
Lange, P.  1997. The non-patentability of plant varieties. The Decision of Technical Board of Appeal 3.3.4. of February 
21, 1995-T 356/93. Plant Variety Protection,  83, december: 25-33. 
Le Buanec, B.  1997.  Incidences des nouvelles dispositions de la protection des obtentions végétales sur les travaux 
de sélection améliorante. Comptes Rendus de l'Academie d'Agriculture de France, 83(2): 23-20.
López-Aranda, J.M.  1999.  La Unión Internacional para la Protección de las Obtenciones Vegetales y la Evolución 
del Contenido del Derecho de Obtentor. El problema de la Protección Jurídica de la Materia Viva Vegetal. Tesis 
Doctoral. Facultad de Derecho, Universidad de Málaga. 809 pp.
López-Aranda, J.M.  2001. 4. La interrelación entre los sistemas jurídicos de protección de la materia viva vegetal. 
En: La protección jurídica de obtenciones vegetales. Comunidad Autónoma de la Región de Murcia Consejería de 
Agricultura, Agua y Medio Ambiente y Colegio Oficial de Ingenieros Agrónomos de la Región de Murcia, F. 
Riquelme, ed.: 67-82.
López-Aranda, J.M. y Rodríguez-Carrión, A.J. 1999.  Algunas reflexiones sobre la protección jurídica de la materia 
viva vegetal. Boletín Informativo Sociedad Española de Ciencias Hortícolas. Vol. 12 nº 2: 3-8.
Quintana, I. 1975. La Protección de las Obtenciones Vegetales y la Ley Española de 12 de Marzo de 1975. Actas de 
Derecho Industrial, 2, 1975: 189-263.
Quintana, I. 1995.  El Reglamento CE número 2100/1994 relativo a la protección comunitaria de las obtenciones 
vegetales. Actas de Derecho Industrial, Tomo XVI, 1994-95, Marcial Pons, ed.: 81-107.
Sánchez-Gil, O.  1996.  La ley española de protección de obtenciones vegetales, a la luz de la última reforma del 
Convenio UPOV de 19 de marzo de 1991. Actas de Derecho Industrial y Derecho de Autor. Tomo XVII. Coedición 
Departamento de Derecho Mercantil y del Trabajo de la Universidad de Santiago de Compostela y Marcial Pons, 
eds.: 219-259.
Sánchez-Gil, O. 1998.  Efectos de la Convención UPOV sobre la patentabilidad de las invenciones vegetales en el 
derecho europeo y, en particular, en los derechos nacionales español y alemán. Derecho de los 
Negocios/Noviembre 1998: 11-24.
Semon, S. 1995. The impact of the UPOV 1991 Act upon seed production and research. (A dissertation submitted in 
part fulfillment for the Degree of MSc in Seed Technology in The University of Edinburgh, Scotland 1995). 95 pp.
Staub, J.E., Gabert, A. and Wehner, T.C.  1996.  Plant variety protection: a consideration of genetic relationships. 
HortScience, 31(7): 1086-1091.
[UPOV]  1974.   Actes des Conférences Internationales pour la Protection des Obtentions Végétales. 1957-1961. 1972. 
Genève, 216 pp.
[UPOV] 1982.  Actes de la Conférence diplomatique de Genève de revision de la Convention Internationale pour la 
Protection des Obtentions Végétales. 1978. Genève, 326 pp.
[UPOV]  1985.  Convenio Internacional para la Protección de las Obtenciones Vegetales de 2 de diciembre de 1961, 
revisado en Ginebra el 10 de noviembre de 1972 y el 23 de octubre de 1978. Texto oficial español. Ginebra, 28 pp.
[UPOV]  1992.  Actes de la Conférence Diplomatique de révision de la Convention Internationale pour la protection des 
Obtentions Végétales. 1991. Genève, 577 pp.
[UPOV]  1996. The scope of protection under the 1978 Act and the 1991 Act of the UPOV Convention. En: National 
Seminar on the nature and rationale for the Protection of New Plant Varieties under the Convention UPOV. Panama 
City, March 4 and 5, 1996. (UPOV/PAN/96/4 document).
[UPOV]  1997.  Plant Variety Protection around the world in 1996. Plant Variety Protection, 81: 5-30.
Van der Kooij, P.A.C.E.  1997.  Introduction to the EC regulation on plant variety protection. Kluwer Law International. 
241 pp.
Williams, S.B.  1986. Utility product patent protection for plant varieties. Trends in Biotechnology, 4 (2): 33-39.
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INTELECTUAL
SOBRE LA MATERIA VIVA VEGETAL
aphis.usda.gov/biotech/
uspto.gov/patft/index.html
es.espacenet.com/
fcae.ua.es/cde/home.htm (centro
documentación europea, universidad alicante)
europa.eu.int/eur-lex/e
european-patent-office.org/
cpvo.fr/
oepm.es/
upov.int/
shef.ac.uk/ (-pip)
• Oficina Española de Patentes y Marcas (OEPM)
www.oepm.es
• Oficina Europea de Patentes (EPO)
www.european-patent-office.org
• Organización Mundial de la Propied
• ad Intelectual (OMPI)
www.ompi.org/index.html.es
• Oficina Norteamericana de Patentes y Marcas (USPTO)
www.uspto.gov
– Texto completo de patentes USA desde 1976 hasta la actualidad, una base 
de datos bibliográficos y resúmenes de patentes USA desde 1976. 
www.uspto.gov/patft/index.html
• Patentes Japonesas (PAJ)
– Resúmenes en inglés de patentes japonesas desde 1983.
www2.ipdl.jpo.go.jp/dbpweb/connecter/guest/DBPinit/ENGDB/wrefpaj
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